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IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE 



In re Patent Application of: 
Johann Billiani et al. 

Application No.: 10/565013 

Filed: January 18, 2006 

For: WATER-DILUTABLE ALKYD RESINS, 
METHOD FOR THE PRODUCTION AND 
THE UTILIZATION THEREOF 



Confirmation No.: Not Yet Assigned 
Art Unit: Not Yet Assigned 
Examiner: Not Yet Assigned 



COMMUNICATION 

Commissioner for Patents 

P.O. Box 1450 

Alexandria, VA 22313-1450 

Dear Sir: 

Enclosed is a copy of the International Preliminary Examination Report for the 
corresponding International Application. The English translation will be provided as 
soon as it is received from the WIPO. 

Respectfully submitted, 
By_ 

Richard M. Beck 

Registration No.: 22,580 
CONNOLLY BOVE LODGE & HUTZ LLP 
1007 North Orange Street 
P.O. Box 2207 

Wilmington, Delaware 19899 
(302) 658-9141 
(302)658-5614 (Fax) 
Attorney for Applicant 



From Ihe INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 

NOTIFICATION CONCERNING 
TRANSMITTAL OF COPY OF INTERNATIONAL 
PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY 
(TWAPTPR I OF THE PATENT COOPERATION 
TREATY) 
(PCT Rule 44bis. 1(c)) 


To: 

DECKERS, Hellmuth, Alexander 
Bahnhofstrasse 26 A 
55218 Ingelheim 

ALLEMAGNE < Ef.MGAN'3 

^7 0 8 FEB. 2006 


Date of maili na (dciv/montii/ycar) 

02 February 2006 (02.02.2006) 




Applicant's or agent's file reference 
03/068 VAT 


IMPORTANT NOTJ CE 


International application No. International filing date {day /month 'year) 

PCT/EP2004/007720 13 July 2004 (13.07.2004) 


Priority daLe (dav/rnontfi/vear) 

23 July 2003 (23.07.2003) 


Applicant 

CYTEC SURFACE SPECIALTIES AUSTRIA GMBH et al 



The International Bureau transmits herewith a copy of the international preliminary report on patentability (Chapter 1 of the Patent Cooperation 
Treaty) 



MMT = 27 . , [ 
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The International Bureau of W1PO 


Authorized officer 






34, chemin des Colombettes 




Ellen Moyse 


1211 Geneva 20 : Switzerland 











PATENT COOPERATION TREATY 



PCT 

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY' 

(Chapter] of the Paiem Cooperation Treaty) 



(PCT Rule Ubis) 



Applicants or agent's file reference 
03/068 VAT 


FOR FURTHER ACTION 


Sec Hem 4 below 


Iniemaiional application No. 
PCT/EP2004/007720 


Iniemaiional filing date [dayfmrmth/year) 
13 July 2004(13.07.2004) 


Priori i v dale idav/mcmiMyear) 
23 July 2003 (23.07.2003) 


Iniemaiional Paienl Classification (8th 
See relevant information in Form P 


edition unless older edition indicated) 
CT/ISA/237 


Applicant 

CYTEC SURFACE SPECIALTIES AUSTRIA GMBH 1 



1 . This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the 
International Searching Authority under Rule 44 bis. 1(a). 


2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet. 


In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference 
to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead. 


3. This report contains indications relating to the following items: 


X Box No. I 


Basis of the report 


[X] Box No. H 


Priority 


I [ BoxNo.m 


Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial 
applicability 


\~~\ Box No. IV 


Lack of unity of invention 


[X| Box No. V 


Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial 
applicability; citations and explanations supporting such statement 


| | Box No. VI 


Certain documents cited 


[ ] Box No. VH 


Certain defects in the international application 


[ | BoxNo.Vni 


Certain observations on the international application 


4 The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis3{c) and 93bisA but 
not! except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the pnority 
date (Rule AAbis .2). 





Date of issuance of this report 
23 January 2006 (23.01.2006) 


The International Bureau of WTPO 
34, chemin des Colombetles 
1211 Geneva 20, Switzerland 

Facsimile No. +41 22 740 14 35 


Authorized officer 

Ellen Moyse 

Telephone No. +41 22 33S 89 75 



Form PCT/rB/373 (January 2004) 



VERTRAG UbLh Ult IN I tttlMMI IVJNMUC ^.UOMiwiiwii_ixi-mu*i_i i l^l-.v. 

GEBIET DES PATENTWESE N£_ 



Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



An: 



siehe Formular PCT/1SA/220 



Ric'b 0 2 NOV 2004 

17 PCT~ 



\N\P< 



SCHRIFTLICHER BESCHEID DER 
INTERNATIONALEN 
RECHERCHENBEHORDE 

(Regel 43b/s.1 PCT) 



Absendedatum 

(Tag/MonatUahr) siehe Formular PCT/IS Aj21 0 (Blatt 2) 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 

siehe Formular PCT/lSA/220 



WEITERES VORGEHEN 

siehe Punkt2 uhten 



Internationales Aktenzeichen 
PCT£P2004/007720 



Internationales Anmeldedatum (Tag/MonatUahr) 
13.07.2004 



Prioritatsdatum (Tag/MonatUahr) 
23.07.2003 



Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
C08F283/00, C09D151y08, C09D167/08, C08F8/14 



An me Id er 

SURFACE SPECIALITIES AUSTRIA GMBH 



1 . Dieser Bescheid enthalt Angaben zu folgenden Pun Wen: 



H Feld Mr. I 
S Feld Nr. II 
□ Feld Nr. Ill 



□ 


Feld 


Nr. 


IV 




Feld 


Nr. 


V 


□ 


Feld 


Nr. 


VI 


□ 


Feld 


Nr. 


VII 


□ 


Feld 


Nr. 


VII 



Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Kelne Erstellung eines Gutachtens uber Neuhelt, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangeinde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Regel 43Ws.1 (a)(i) hinsichtiich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 
Bestimmte angefuhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 

WEITERES VORGEHEN 

Wird ein Antrag auf internationale vorlaufige Prufung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der 
mit der intemationalen vorlaufigen Prufung beauftragten BehordeH PEA"); dies tnfft n.cht zu 3 wenn der Anmelder 
eine andere Behorde als diese als IPEA wahlt und die gewahlte IPEA dem Internationale Buro nach Regel 66.1 bis b) 
mitgeteilt hat, da!3 schriftliche Bescheide dieser Intemationalen Recherchenbehdrde nicht anerkannt werden. 

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid I der IPE^ i gilt so wird der Anmelder 
aufoefordert bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt 
wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritatsdatum, je nachdem, welche Frist spater ablauft, eine 
schriftliche Steliungnahme und, wo dies angebracht ist, Anderungen einzureichen. 

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISAy220. 

Nahere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/lSA/220. 



Name und Postanschrift der mit der intemationalen 
Recherchenbehdrde 



Europaisches Patentami 
-Aii D-80298 Munchen 

WW Te j +49 8 9 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 39 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 

Iraegui Retolaza, E 

Tel. +49 89 2399-8490 




SCHRIFTLICHER BESCHEID DER 
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHORDE 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/007720 



Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 

1. Hinsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache 
erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur die Zwecke der 
international Recherche eingereicht worden ist (gemaB Regeln 12.3 und 23.1 b)). 

2. Hinsichtlich der Nucleotide und/oder Aminosauresequenz, die in der internationalen Anmeldung offenbart 
wurde und fur die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt 
worden: 

a. Art des Materials 

□ Sequenzprotokoll 

□ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll j 

b. Form des Materials 

□ in schriftlicher Form 

□ in computerlesbarer Form 

c. Zeitpunkt der Einreichung 

□ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht 

□ bei der Behorde nachtraglich fur die Zwecke der Recherche eingereicht 

3. □ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehorigen Tabelle 

eingereicht, so sind zusatzlich die erforderlichen Erklarungen, daB die Information in den nachgereichten 
oder zusatzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung ubereinstimmt 
bzw. nicht uber sie hinausgeht, vorgelegt worden. 

4. Zusatzliche Bemerkungen: 



SCHRIFTLICHER BESCHEID DER 
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHORDE 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/007720 



Feld Nr. II Prioritat 



1.0 Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden: 

0 Abschrift der fruheren Anmeldung, deren Prioritat beansprucht worden ist (Regel 43£>/s.1 
und 66.7(a)). 

□ Ubersetzung der fruheren Anmeldung, deren Prioritat beansprucht worden ist (Regei 43£>/s.1 
und 66.7(b)). 

Daher war es nicht moglich, die Gultigkeit des Prioritatsanspruchs zu prufen. Der Bescheid wurde trotzdem 
in der Annahme erstellt, daB das beanspruchte Prioritatsdatum das maBgebliche Datum ist. 

2. □ Dieser Bescheid ist ohne Berucksichtigung der beanspruchten Prioritat erstellt worden, da sich der 

Prioritatsanspruch als ungultig erwiesen hat (Regeln 43b/s.1 und 64.1). Fur die Zwecke dieses Bescheids 
gilt daher das vorstehend genannte international Anmeldedatum als das maBgebliche Datum. 

3. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



Feld Nr. V Begriindete Feststellung nach Regel 43A/S.1 (a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur 
Stiitzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 



Neuheit 



Ja: Anspruche 1-10 
Nein: Anspruche 




Erfinderische Tatigkeit 



Ja: Anspruche 1-10 ) 
Nein: Anspruche 



Gewerbliche Anwendbarkeit 



Ja: Anspruche: 1-10 
Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 



SCHRIFTLICHER BESCHEID Internationales Aktenzeichen 

DER INTERNATIONAL EN 

RECHERCHEBEHQRDE (BEIBLATT) PCT/EP2004/007720 



Zu Punkt V 

Begriindete Feststellung hinsichtlich der Neuheit der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

Das Dokument D1 EP-A-0 295 403 wind als nachstliegender Stand derTechnik angesehen. 
Esoffenbart wasserverdunnbare Streichlacke auf der Basis von wasserloslichen Alkydharzen, 
die durch Neutralisation ihrer von Methacrylsauregruppen stammenden Carboxylgruppen in 
die wasserlosliche Form ubergefuhrt werden. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von der bekannten , 
wasserloslichen Alkydharzen dadurch, dal3 eine Mischung von Vinylmonomeren auf 
Alkydharze gefpropft wird. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein wasserlosliches Alkydharz 
bereitzustellen, das weniger schnell antrocknet und einen besseren Glanz in den daraus 
hergestellten Lackfilm zeigt. Die Losung dieser Aufgabe kann somit darin gesehen werden, 
eine Mischung von Vinylmonomeren auf Alkydharze zu Pfropfen, wobei ungesattigten 
Fettsauren auf Alkydharze verbunden sind (siehe Tabelle 3 auf Seite 11). Diese Losung war 
fur den Fachmann nicht naheliegend. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht damit auf 
einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

Anspriiche 7 and 9 erfullen ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und 
erfinderische Tatigkeit. 



Formblatt PCT/Beiblatt/237 (Blatt 1) (EPA-Januar 2004) 



